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1 . Bel diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
^1®.'^"?**°"^'®" vorlaufigen PrOfung beauftragten Behorde nach Arllkel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemSB 
Artikel 36 ubermlttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 



a. □ 



□ 



b.D 



(an den Anmeider und das intemationale BQro gesandt) Insgesamt Blatter; dabel handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/bder Zelchnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde llegen, und^der Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (slehe Reael 
70. 1 6 und Abschnitt 607 der Venwaltungsvorschriften). 

Blatter, die Where Blatter ersetzen. die aber aus den In Feld Nr. 1, Punkt 4 und Im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprungilch eingereichten Fassung hinausgeht. 

(nuran das Intemationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAJes elektronischen 
Datentrager(s) angeben) , der/dle efn Sequenzprotokoll undybder die dazugehorlgen Tabellen enthalt/enthalten 
nur In computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (slehe Abschnitt' 
802 der Verwaitungsvorschrlften). 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punklen: 

Grundlage des Beschelds 
Prioritat 





Feld Nr. 


1 


□ 


Feld Nr. 


II 


□ 


Feld Nr. 


111 


□ 


Feld Nr. 


IV 




Feld Nr. 


V 


□ 


Feld Nr. 


VI 


□ 


Feld Nr. 


VII 


□ 


Feld Nr. 


vm 



Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheltlichkeit der Erflndung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtllch der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der Internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 
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iblatt PCT^PEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004yD06685 



Feld Nr, I Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internatlonalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Uberseteung aus der Orlginalsprache in die folgende Sprache, 

be! der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fQr folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23,1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige PrQfung (nach Regein 55.2 undbder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile^ der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten Im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefOgt): 



Beschreibung, Seiten 

1-36 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

AnsprCiche, Nr. 

1 -5 " in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undADder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotol<oll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotolcoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ DIeser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einlgen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hlnausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, kdimen elnige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004yD06685 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artlkel 35 (2) hlnsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: AnsprQche 

Nein: AnsprQche 1-5 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 

Nein: AnsprQche 1-5 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-5 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblatl PCT>1PEA/ 409 (Januar 2004) 



L'S^.ruf ifJSt^^^^^ Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) ^ PCT/EP20Q4/QQ6685 



Die vorliegende Anmeldung scheint die Erfordemisse des Artikels 33 (2) PCT nicht zu 
erfullen, weil der Gegenstand der Anspruche nicht neu ist. Anspruch 9 und die Seiten 49-50 
der Beschreibung von D1 (WO 99/07692 A) beziehen sich u.a. auf ein Verfahren zur 
Herstellung von Epothilon Derivaten aus den Fragmenten A+B = A-B und A-B + C = A-B-C 
wobei alle drei Fragmente strukturell mit den gegenwartig beanspruchten A, B und C 
uberlappen. Die Forme! AB in Anspruch 9 von D1 scheint daher neuheitsschadlich fur den 
gegenwartigen Anspruch 5 zu sein. Das Verfahren aus Anspruch 9 aus D1 scheint ebenfalls 
neuheitsschadlich fiir die gegenwartigen Anspruche 1-4 zu sein. Insbesondere scheint im C 
Fragment U=C-R mit G in D1 zu uberlappen und im Fragment AB fuhrt CH-CH vis-a-vis D-E 
in AB aus D1 nicht zu einer neuen Auswahl, da D-E eine Einheit bilden, bzw nicht 
unabhangig voneinander gewahit werden konnen. Es wird daher ais eine einfache Auswahl 
aus einer Liste angesehen. 

Der nachstliegende Stand der Technik wird durch das Dokument D1 reprasentiert Es 
offenbart die Herstellung von Epothilon Derivaten aus den Fragmenten A+B = A-B und A-B + 
C = A-B-C. Als Aufgabe der voriiegenden Erfindung wird das zur Verfugung stellen eines 
alternativen Verfahrens zur Herstellung von Epothilonen angesehen. Im Hinblick auf den 
expenmentellen Teil, kann angenommen werden, daB dieses Problem in der Anmeldung 
gelost wird. Sofem der Gegenstand der gegenwartigen Anmeldung als Neu angesehen 
werden kann, sind die Fragmente A, B und C jedoch mit denen aus D1 so ahnlich, daB die 
Losung fur den Fachmann nahe liegt. Die der Anmeldung zugrundellegende Aufgabe muB 
daher unter dem Aspekt eines alternativen Verfahrens, das unenwartete oder uberraschende 
Eigenschaften gegenuber dem nachsten Stand der Technik {D1) aufweist, gesehen werden 
Ohne vergleichende Testergebnisse Oder andere Argumente, warum die Erfindung 
patentfahig sein sollte, kann nicht beurteilt werden, ob die Erfindung die Erfordemisse des 
oi"/oN'l?2^^^ ^^"^ erfullt.Die vorliegende Anmeldung scheint die Erfordemisse des Artikels 
33 (2) PCT nicht zu erfullen, weil der Gegenstand der Anspruche nicht neu ist. Anspruch 9 
und die Seiten 49-50 der Beschreibung von D1 (WO 99/07692 A) beziehen sich u.a. auf ein 
Verfahren zur Herstellung von Epothilon Derivaten aus den Fragmenten A+B = A-B und A-B 
^ ^ = A-B-C, wobei alle drei Fragmente stmkturell mit den gegenwartig beanspruchten A B 
und C uberlappen. Die Formel AB in Anspruch 9 von D1 scheint daher neuheitsschadlich fur 
den gegenwartigen Anspruch 6 zu sein. Das Verfahren aus Anspruch 9 aus D1 scheint 
ebenfalls neuheitsschadlich fiir die gegenwartigen AnsprQche 1-4 zu sein. Insbesondere 
scheint Im C Fragment U=C-R mit G in D1 zu uberlappen und im Fragment AB fiihrt CH-CH 
vis-a-vis D-E in AB aus D1 nicht zu einer neuen Auswahl, da D-E eine Einheit bilden bzw 
nicht unabhangig voneinander gewahit werden konnen. Es wird daher als eine einfache 
Auswahl aus einer Liste angesehen. 

Der nachstliegende Stand der Technik wird durch das Dokument D1 reprasentiert. Es 
offenbart die Herstellung von Epothilon Derivaten aus den Fragmenten A+B = A-B und A-B + 
C = A-B-C. Als Aufgabe der voriiegenden Erfindung wird das zur Verfugung stellen eines 
alternativen Verfahrens zur Herstellung von Epothilonen angesehen. Im Hinblick auf den 
experimentellen Teil, kann angenommen werden, daB dieses Problem in der Anmeldung 
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gelost wird. Sofem der Gegenstand der gegenwartigen Annneldung als Neu angesehen 
werden kann, sind die Fragmente A, B und C jedoch mit denen aus D1 so ahnlich, daB die 
Losung fiir den Fachmann nahe liegt. Die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe mu3 
daher unter dem Aspelct eines alternativen Verfalirens, das unerwartete oder iiberrasciiende 
Eigenschiaften gegenuber dem naclisten Stand der Tecfinil< (D1) aufweist, gesehen werden. 
Ohne vergleicliende Testergebnisse oder andere Argumente, warum die Erfindung 
patentfaliig sein sollte, l<ann niclit beurteilt werden, ob die Erfindung die Erfordernisse des 
Artilcels 33(3) PCT erfiillt. 
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